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Hansruedi Raimund
kontra
Michaela Aigner

(az Oberster Gerichtshof [legfels6bb birdsag, Ausztria] dltal benyujtott elézetes dontéshozatal iranti
kérelem)

»El6zetes dontéshozatal — Szellemi és ipari tulajdon — Eurdpai uniés védjegy — A védjegybitorlds miatti
kereset és a védjegy torlése iranti viszontkereset kozotti kapcsolat”

1. A jelen el6zetes dontéshozatali {igy alapjat hasonld, s6t tulajdonképpen szinte azonos, ugyanazt a
»Baucherlwarmer” nevet visel6 termékekkel (amelyeket gyogynovényekbdl készitenek abbdl a célbdl,
hogy azokat magas alkoholtartalmt italokhoz adjak hozzd) kereskedé két személy kozotti jogvita
képezi. E termékek kozil az egyik az Eurépai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) altal
lajstromozott eurdpai uniés védjegy oltalma alatt all.>

2. E megkiillonboztetd megjelolés jogosultja (Hansruedi Raimund) védjegybitorlds miatt keresetet
inditott arra val6 hivatkozéassal, hogy Michaela Aigner, aki a termékeit ugyanezzel a névvel arulta,
megsértette a védjegyoltalom biztositotta jogokat.

3. M. Aigner vitatta ezt a kérelmet, és a védjegy érvénytelenségére vonatkozo kifogdst® terjesztett el, 2
évvel kés6bb pedig” viszontkeresetet nyujtott be. Mindkett6ben azt rétta fel H. Raimundnak, hogy
rosszhiszemiien jelentette be lajstromozasra a ,Baucherlwdrmer” megjel6lést, mivel 6 azt mar azel6tt
hasznalta, hogy azon az iparjogvédelem biztositotta jogot szereztek volna.

4. A jogvita két eljarast eredményezett, amelyek koziil els6fokon az osztrdk eurdpai unids
védjegybirosdg (Handelsgericht Wien, bécsi kereskedelmi birdsdg, Ausztria), mdasodfokon pedig az
Oberlandesgericht Wien (bécsi tartomanyi fels6birdsag, Ausztria) jart el. Mig a viszontkeresetet
els6fokon felfiiggesztették, addig a védjegybitorlasi kereset targydban folytatott eljarasban els6 és
masodfokon itéletet hoztak. Ez utébbival kapcsolatban kell az Oberster Gerichtshofnak (legfelsébb
birésag, Ausztria) feliilvizsgélat keretében hatdroznia.

1 Eredeti nyelv: spanyol.
2 A tovéabbiakban: hivatal.

3 A kifogds kifejezést eljarasi értelemben fogom haszndlni, amely a rémai jogi exceptiobdl ered, amellyel az alperes a felperes actidjdval szemben
ellenvetéssel élhetett.

4 Ezt dllitja H. Raimund.
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5. Az Oberster Gerichtshofnak (legfels6bb birésag) konkrétan azt kell eldontenie, hogy a
védjegybitorldsi kereset targyaban hozott itélet érvényesen kihirdetheté-e a viszontkeresetre vonatkozé
hatdrozathozatal el6tt. Az ezzel kapcsolatos kétségeinek eloszlatdsa érdekében elézetes dontéshozatal
céljabol a kovetkezd kérdéseket terjeszti a Birdsdg elé, amelynek a 207/2009 rendelet”® hatalydrol kell
hatdroznia, két relevans tényezdre tekintettel: a) az eurdpai unids védjegyek érvényességének vélelme;
és b) az ezen védjegyek bitorlasa targyaban benyujtott keresetek és a torlésre iranyuld azon esetleges
viszontkeresetek kozotti kapcsolat, amelyekkel az alperesek léphetnek fel az el6bbiekkel szemben.

I. Jogi hattér: a 207/2009 rendelet
6. A rendelet (16) preambulumbekezdése szerint:

»Az [eurdpai unids] védjegyek érvényessége és bitorldsa targyaban hozott hatdrozatoknak [az Unid]
egész teriiletére kiterjedd hatallyal kell birniuk, ugyanis ez az egyetlen médja annak, hogy elkeriilhet6k
legyenek a birésagok, illetve a hivatal édltal hozott hatdrozatok kozotti ellentmondasok, tovabba, hogy
megdrizhetd legyen az [eurdpai unids] védjegyek egységes jellege. [...]”

7. A (17) preambulumbekezdés igy szdl:

»Az ugyanazon felek kozott azonos cselekmények tdrgydban az [eurdpai unids] védjegyoltalom és az
azzal egyidejiileg fenndlld6 nemzeti védjegyoltalom alapjan indult perekben el kell keriilni, hogy
egymasnak ellentmond¢ itéletek sziilessenek. [...]”

8. Az I. cim alatti dltaldnos rendelkezések kozott az 1. cikk (2) bekezdése eldirja:

»(2) Az [eurdpai uniés] védjegyoltalom egységes, és az [Unid] egész teriiletén azonos hatéllyal
rendelkezik: csak az [Unid] egésze tekintetében lajstromozhat6, ruhdzhaté at vagy lehet réla
lemondani, illetve képezheti megszlinést megallapité vagy torlést kimondo, illetve hasznélatat tiltd
hatdrozat targyat. Ha e rendelet eltéréen nem rendelkezik, ezt az elvet és jogkovetkezményeit kell
alkalmazni.”

9. A védjegyoltalomrdl valé lemondasrdl, a védjegyoltalom megszlinésérdl és a védjegy torlésérdl szolo
VI. cimben a 3. fejezet az eurdpai uniés védjegyekkel kapcsolatos torlési okokat szabdlyozza, az
52. cikke pedig a jelen tgy szempontjabol relevins feltétlen torlési okokat foglalja magiban a
kovetkezdk szerint:

»(1) Az [eurdpai unids] védjegyet a hivatalhoz benydjtott kérelem vagy a védjegybitorldsi perben
elGterjesztett viszontkereset alapjan torolni kell, ha

a) a védjegy lajstromozasdra a 7. cikkben foglalt rendelkezések megsértésével keriilt sor;

b) a megjelolést rosszhiszemten jelentették be lajstromozasra.

[...]”

5 Az eurdpai unids védjegyrdl szdl, 2009. februar 26-i tandcsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.). Mddositotta a kozosségi védjegyrdl szélo
207/2009/EK tandcsi rendelet és a kozosségi védjegyrdl sz6lo 40/94/EK tandcsi rendelet végrehajtasardl sz6lo 2868/95/EK bizottsagi rendelet
modositdsardl, valamint a Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatalnak (védjegyek és formatervezési mintdk) fizetendd dijakrdl szdlé 2869/95/EK
bizottsagi rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6, 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet (HL 2015.
L 341, 21. o.) (a tovabbiakban: 2015/2424 rendelet). A 2015/2424 rendelet azonban a jelen jogvitara id6beli hatélyanal fogva nem alkalmazando,
mindazonaltal az értelmezés tekintetében hasznosnak mindsiil.
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10. Az 53. cikk a viszonylagos torlési okokrdl a jelen tigyet érintéen a kovetkez6képpen rendelkezik:

»(1) Az [eurdpai unids] védjegyet a hivatalhoz benyujtott kérelem vagy a védjegybitorldsi perben
el6terjesztett viszontkereset alapjan tordlni kell

[...]

c) a 8. cikk (4) bekezdésében emlitett korabbi jog alapjan, ha arra nézve teljesiilnek az emlitett
bekezdésben megallapitott feltételek.

[...]”

11. A X. cimnek (,Joghatésig és eljards az eurdpai unids védjegyekkel Osszefiiggd jogvitakban”) az
eurépai uniés védjegy bitorlasdval és érvényességével Osszefiiggd jogvitakrdl szolé 2. fejezete
tartalmazza a 95. cikket, amelynek (1) bekezdése a kovetkezékrél rendelkezik:

»(1) A tagdllamok teriiletiikkon a leheté legkorlatozottabb szdmban kijelolnek els6- és masodfokon
eljaré olyan nemzeti birésigokat (a tovabbiakban: eurdpai uniés védjegybirdsig), amelyek az e
rendelettel rajuk ruhdzott hataskorben jarnak el.”

12. A 96. cikk (,Joghatdsag bitorlassal és érvényességgel Osszefiiggd tigyekben”) szerint:
»Az [eurdpai unids] védjegybirésagnak a kovetkezd tigyekben van kizdrélagos joghatdsaga:

a) az [eurdpai unids] védjegy bitorlasaval Osszefiiggé perek és — ha a nemzeti jog arrél rendelkezik —
az [eurdpai unids] védjegy bitorldsanak kisérletével kapcsolatos perek;

[...]

d) a 100. cikk alapjan az [eurdpai unids] védjegyoltalom megszlinésének megallapitasira vagy az
[eurdpai unids] védjegy torlésére irdanyuld viszontkeresetek.”

13. A 99. cikk (,Az érvényesség vélelme — érdemi védekezés”) kimondja:

»(1) Az [eurdpai unids] védjegybirdsig az [eurdpai unids] védjegyoltalmat mindaddig érvényesnek
tekinti, amig azt az alperes az oltalom megsziinésének megallapitisa vagy a védjegy torlése irant
elGterjesztett viszontkeresetben vitdssa nem teszi.

(2) Az [eurdpai unids] védjegyoltalom érvényessége nem képezheti nemleges megallapitds irant
inditott per targyat.

(3) A 96. cikk a) és c¢) pontjaban emlitett perekben® a védjegyoltalom megszlinésének megdallapitasira
vagy érvénytelenségére alapitott, nem viszontkereset formajaban el6terjesztett kifogas csak akkor
fogadhat6é el, ha az alperes arra hivatkozik, hogy az [eurdpai unids] védjegyoltalom hasznalat
hidnya miatti megsz(inése megallapithato, illetve, hogy az [eurdpai unids] védjegy torlésének van
helye egy 6t megillet6 korabbi jog alapjan.”

14. A 100. cikk eléirja:

»(1) A megsziinés megallapitisira vagy a torlésre iranyuld viszontkereset kizarélag az e rendelet szerinti
megsz(inési vagy torlési okokon alapulhat.

relevans.
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(2) Az [eurdpai unids] védjegybirésig a megszlinés megallapitdsara vagy a torlésre irdnyuld
viszontkeresetet elutasitja, ha ugyanazon felek kozott ugyanazon kérdésben és jogalapon
benyujtott kérelem tdrgyaban a hivatal kordbban jogerésen dontott.

[...]”

15. Azokra az esetekre vonatkozéan, amikor kapcsolddé eljardsok vannak a birésdgok vagy egy eurépai
unids védjegybirdsag és az EUIPO el6tt, a 104. cikk megéllapitja:

»(1) A 96. cikkben emlitett pert tirgyalé [eurdpai unids] védjegybirdsiag a nemleges megdllapitasra
iranyul6 per kivételével, vagy ha a targyalast nyomos okbdl folytatni kell a felek meghallgatasat
kovetéen hivatalbdl vagy a felek egyikének kérelmére — az ellenérdeki fél meghallgatasat
kovetGen — felfiiggeszti az eljarast, ha az [eurdpai uniés] védjegy érvényessége targyaban egy masik
[eurdpai unids] védjegybirdsag el6tt elGterjesztett viszontkereset alapjan eljaras folyik, vagy a
hivatalhoz a megsziinés megallapitdsara iranyuld vagy torlési kérelmet nyujtottak be.

(2) A hivatal a megsziinés megéllapitdsara irdnyul6 vagy a torlési kérelem targydban foly6 eljards soran
a felek meghallgatasat kovetSen hivatalbdl vagy a felek egyikének kérelmére — az ellenérdekd fél
meghallgatdsat kovetéen — felfiiggeszti az eljarast, ha az [eurdpai unids] védjegy érvényessége
targyaban [eurdpai unids] védjegybirdsag eldtt elGterjesztett viszontkereset alapjan eljaras folyik,
kivéve ha a targyalast nyomoés okbdl folytatni kell.[...]”

II. A jogvita alapjat képezo tényillas és az elozetes dontéshozatalra eldterjesztett kérdések

A Tények’

16. A mult szazad nyolcvanas és kilencvenes éveiben M. Aigner édesapja tobbek kozott gyégynovények,
valamint fliszerekbdl és gyogynovényekbdl késziilt termékek kereskedelmével foglalkozott, amelyeket az
tizletében, valamint mozgé drusitas formajaban vasarokon, piacon és utcan kindlt.

17. 2000-ben M. Aigner ,Krauter Paul” (,Paul herbariuma”) néven atvette édesapja tizleti vallalkozasat,
és tobbek kozott egy magas alkoholtartalmua italokhoz hozzaadhaté gydégynovénykeveréket arul
,Baucherlwirmer” néven.®

18. H. Raimund M. Aigner édesapjaval dolgozott egyiitt 1998-ig, amikor a versenytirsa lett.
»Bergmeister” néven egy fliszer alapu készitményt forgalmaz, amelyet nagyjabél 2000-tSl szintén
»Baucherlwiarmer”-nek nevez, és amely ugyanazon haszndlatra szolgdl, valamint ugyanazok a
tulajdonsagai és a hatdsa, mint a versenytarsaé.

19. 2006. 4prilis 28-an H. Raimund — azzal a szdndékkal, hogy a megjelolésen kizdrdlagos jogokat
biztositson maganak — a Nizzai Megdllapodas® szerinti 5., 29., 30. és 33. osztily vonatkozdsaban 2005.
madjus 17-i els6bbségi idéponttal lajstromoztatta a ,Baucherlwédrmer” eurépai unids (szé)védjegyet.

20. H. Raimund, el6adisa szerint, egy Waldviertelben (Alsé-Ausztria) tartott vdsdr, valamint az
alsé-ausztriai régiéban és Salzburgban tartott egyéb piacok alkalmaval 2006. jaliusban megallapitotta,
hogy M. Aigner e helyeken a termékét ,Baucherlwdrmer” néven drulta.

7 A tényismertetés az elézetes dontéshozatalra utalé hatdrozaton és az iigy irataiban szereplé dokumentumokon alapul. Logikusan a nemzeti
birdésag feladata jogerésen megéllapitani azt, hogy mely tényeket tekinti kelléen bizonyitottnak.

8 A készitményt 9ssze kell keverni az alkoholos italok ezen tipusdval, ami a gyomorban egyfajta melegségérzetet kelt, innen ered az elnevezés,
tehat a megjel6lés sz6 szerinti forditdsa a ,gyomormelegit6” lenne.

9 A védjegyekkel ellathaté termékek és szolgdltatdsok nemzetkozi osztilyozasara vonatkozé, 1957. junius 15-i, feltilvizsgalt és mddositott Nizzai
Megéllapodas.
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21. H. Raimund — mivel Ggy vélte, hogy M. Aigner megsértette az eurdpai unids védjeggyel kapcsolatos
jogait — utébbival szemben védjegybitorlds miatt keresetet nydjtott be a Handelsgericht Wienhez (bécsi
kereskedelmi birdsag), amely ebben az orszagban az elsé fokon eljaré eurdpai unids védjegybirésag.

B. A jogvitaval kapcsolatos eljarasok torténete

22. A védjegyjogainak megsértése miatt inditott eljaras sordn H. Raimund azt kérte, hogy M. Aignert
kotelezzék, hogy i. hagyja abba a ,Baucherlwdrmer” megjelolésnek az emlitett osztilyokba tartozé
termékek és szolgaltatasok tekintetében torténd hasznalatat (abbahagyas iranti kereset); ii. vonjon ki a
forgalombdl minden olyan terméket, illetve eljarast, amelyben a védjegyjog megsértése megnyilvanult
(forgalombdl torténd kivonds iranti kereset); " és iii. tegyék kozzé az itéletet (kozzététel iranti kereset).

23. M. Aigner az ellenkérelmében tobbek kozott arra hivatkozott, hogy H. Raimund rosszhiszemten és
az uzleti tisztesség kovetelményeit megsértve szerezte meg az eurdpai unids védjegyet. Ugyanezen érvek
alapjan nem sokkal késébb viszontkeresetet terjesztett el6 a H. Raimund éltal lajstromoztatott védjegy
torlése irant.

24. Els6fokon a Handelsgericht Wien (bécsi kereskedelmi birdsag) felfiiggesztette a viszontkereset
targyaban folytatott eljarast a védjegybitorlasi kereset jogerds elbiralasaig.

25. A felfiiggesztést azonban az Oberlandesgericht Wien (bécsi tartomdnyi fels6birdsig) jogorvoslati
eljarasban hatdlyon kiviil helyezte, midltal a viszontkereset tirgydban az eljaras elsé fokon tovébbra is
fel van fiiggesztve," anélkiil hogy itélethozatalra ez iddig sor keriilt volna. A védjegybitorlasi keresetet
ugyanakkor az els6fokd birdsag a 2015. mdjus 17-i itéletével elutasitotta, mivel bizonyitottnak itélte
meg azt, hogy H. Raimund rosszhiszemtien jart el, amikor a védjegyet lajtromozasra bejelentette,
ahogyan azt M. Aigner kifogésolta.

26. A fellebbviteli birésag az elséfokd itéletet a 2015. oktéber 5-i itéletével helybenhagyta. Ertelmezése
szerint a 207/2009 rendelet 99. cikke lehetévé teszi, hogy a védjegybitorlasi perekben az alperes éljen a
jogosult (kordbban: bejelentd) rosszhiszemiségére vonatkoz6 kifogéssal, ha ugyanezen alperes a
lajstromozott védjegy érvényességét viszontkeresetben vitdssd teszi, azonban az utébbi tirgydban még
nem hoztak itéletet. Teljesiilt tehat a 207/2009 rendelet 99. cikkének (1) bekezdése szerinti
kovetelmény.

27. A fellebbviteli birésag szerint H. Raimund a védjegy lajstromozasra torténd bejelentésekor mar
régoéta tudta, hogy M. Aigner és el6tte apja a ,Baucherlwidrmer” megjelolést a sajatjahoz egy egészen
hasonlé termékre haszndlta. H. Raimundnak az volt a szdndéka a bejelentéssel, hogy megakadélyozza
M. Aignert e megjelolés tovabbi hasznalataban.

28. Az Oberlandesgericht Wien (bécsi tartoményi felsébirdsag) jogerdsen helybenhagyta, hogy a
H. Raimund éltal lajstromoztatott védjegyet a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjanak
megfeleléen torolni kell, a bejelentéskor fennalld rosszhiszemiiség miatt. Kovetkezésképpen
M. Aignerrel szemben nem lehetett a védjegyre hivatkozni.

10 Bar az elézetes dontéshozatalra utalé hatdrozat a kivonds tdrgydban benydjtott keresetre (,Beseitigung”) hivatkozik, az Oberster Gerichtshof
(legfelsébb birdsag) elétti munkadokumentumokbdl és kiillondsen az ezen birdsighoz benyujtott fellebbezésbdl kitéinik, hogy H. Raimund
megsemmisités (,Vernichtung”) targydban is nydjtott be keresetet.

11 Ugy thnik, hogy a kérdést elSterjesztd birdsdg intézkedéseibél azt a kovetkeztetést lehet levonni, hogy a védjegybitorldsi keresetet és a
viszontkeresetet eltérd bir6i tandcsok tdrgyaljak a Handelsgericht Wienen (bécsi kereskedelmi birdsdg) belil. Ez valdsziniileg abbdl a két éves
id6beli kiilonbségbdl ered, amely a védjegybitorldsi kereset és a viszontkereset kozott telt el, ahogyan azt H. Raimund a beadvanyaban
megjegyzi. Mindenesetre nem dertiil ki az tigyiratokbdl, hogy a vonatkozé tigyeket egyesitették volna.
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29. Az Oberster Gerichtshofnak (legfels6bb birdsdg) a fellebbezés alapjan hozott itélet elleni
feliilvizsgélati kérelemrdl kell dontenie, vagyis az azon itélet elleni feliilvizsgalati kérelemrdl, amelyet
védjegybitorlds miatt folytatott eljaras sordn hoztak. Ezen védjegy jogosultja, H. Raimund a
felulvizsgalat keretében eljaré birdsag el6tt arra hivatkozik, hogy az alsébb foku birésagok a
védjegybitorldsi perben nem hatdrozhattak volna a rosszhiszemiiséggel kapcsolatos kifogasrdl anélkiil,
hogy a két eljarast (a védjegybitorlds miatt benyujtott kereset és a védjegy torlése iranti viszontkereset
alapjan indult eljarast) korabban egyesitették volna, illetve hogy jogerds itéletet hoztak volna a
viszontkereset targyaban folyamatban 1évé eljarasban.

30. A kérdést elSterjesztd birdsag kifejti, hogy a 207/2009 rendelet 99. cikkének (1) bekezdése alapjan
csak akkor adhat6 hely a torlési okra alapitott kifogasnak, ha az alperes a védjegybitorldsi perben
viszontkeresetben a védjegy ,érvényességét vitassa tette”. E rendelkezés sz6 szerinti értelmezése alapjan
allitasa szerint az el8irt feltétel mar a viszontkereset elGterjesztésével is teljesiilne. Ugyanakkor, ha a
szabaly céljat vessziik figyelembe, meg kell jegyezni, hogy az a védjegybitorlasi perbdl eredd inter
partes és a védjegy torlését viszontkereset utjan megallapito itéletre jellemzé erga ommes hatalyban
rejlé jogi helyzetek kozotti eltérések elkeriilésére torekszik.

31. Az alapiigyben eljaré birdsag szerint bar az uniés jogalkoté lefekteti azt az elvet, hogy a
védjegybitorlasi kereset csak a védjegyre vonatkozé valamely torlési ok erga ommes hatallyal
megfeleléen megallapitott fennallasa miatt utasithaté el, a bels6 jogban nem pontosan ez a helyzet. A
nemzeti védjegyek bitorlasaival kapcsolatos eljarasok szabalyozdsa egyfel6l nem irja el6 a
védjegyoltalom  érvénytelenségének viszontkereset alapjan, erga ommes hatéllyal torténd
megallapitdsat. > MasfelSl pedig az ugyanezen nemzeti védjegy bitorldsa miatt inditott kereset alapjin
az érvénytelenség megallapitisa csak ,el6zetes kérdésként” lehetséges, pusztan inter partes hatallyal.

32. Az eurdpai unids védjegyek teriiletén a kérdést elSterjeszté birdsdg allaspontja szerint annak
biztositasdhoz, hogy a védjegybitorlds targyaban folyamatban 1évé eljarasban hivatkozott, torlési okra
alapitott kifogds eredményre vezessen, az sziikséges, hogy e védjegyoltalom érvénytelenségét ezzel
parhuzamosan valamely (masik) eljardsban megallapitsdk.

33. Az Oberster Gerichtshof (legfels6bb birdsdg) ennek fényében osszefoglalja a szdmdara felmeriilé
harom opciét és az azokhoz kapcsolddd kétségeket:

— ,Elegend6-e viszontkeresetet elSterjeszteni ahhoz, hogy a védjegybitorlasi kereset még a
rosszhiszemi védjegybejelentés miatt elGterjesztett viszontkereset iigyében torténd itélethozatal
el6tt elutasithatd legyen, vagy

— a védjegybitorlasi kereset csak akkor utasithaté-e el az emlitett ok alapjin, ha a védjegyet legaldbb
ezzel egyidejileg torlik a viszontkereset alapjan, vagy

— csak akkor adhaté-e hely a rosszhiszemi védjegybejelentésre alapitott kifogasnak a védjegybitorlasi
perben, ha a védjegyet a viszontkereset alapjan jogerdsen torolték?” '

12 Ahogyan az az el6zetes dontéshozatalra utalé hatédrozatban olvashatd, az osztrak védjegyjogban a nemzeti védjegyek érvénytelenségének erga
omnes hatallyal torténé megallapitisa a Patentamt (szabadalmi és védjegyhivatal, Ausztria) kizarélagos hatdskorébe tartozik.

13 Kiemelés az eredetiben.
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34. Ilyen korilmények kozott az Oberster Gerichtshof (legfels6bb birdsag) ugy dontott, hogy
felfiiggeszti az eljarast, és el6zetes dontéshozatal céljabdl a kovetkezd kérdéseket terjeszti a Birdsag elé:

»1) Elutasithat6-e az eurdpai uniés védjegy bitorlasaval Osszefiiggé kereset [a) [...] 207/2009 rendelet
96. cikkének a) pontja] rosszhiszeml védjegybejelentésre vonatkozé kifogas [a) [...] 207/2009
rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja] alapjan, ha az alperes erre alapitott, az eurédpai
unids védjegy torlése iranti viszontkeresetet terjesztett el6 [a) [...] 207/2009 rendelet 99. cikkének
(1) bekezdése], a birésdg azonban még nem hozott itéletet e viszontkereset {igyében?

2) Az els6 kérdésre adott nemleges vélasz esetén, elutasithatja-e a birdsag a védjegybitorlasi keresetet a
kérelmezének a védjegybejelentéskor fennallé rosszhiszemiisége alapjan, ha legalabb ezzel
egyidejiileg helyt ad a torlés irant elSterjesztett viszontkeresetnek, vagy a védjegybitorlasi kereset
tigyében torténd itélethozatallal mindenképpen meg kell virnia a viszontkereset tigyében hozott
itélet jogerére emelkedését?”

III. A Birésag elotti eljaras és a felek érvei

A. Az eljaras
35. Az el6zetes dontéshozatalra utalé hatdrozat 2016. augusztus 1-jén érkezett a Birdsag Hivataldhoz.
36. Az alapeljarasban részt vevé mindkét fél irasbeli észrevételeket nyujtott be.

37. A Birdsag eljarasi szabalyzata 76. cikkének (2) bekezdése alapjin a tdrgyalds tartdsat nem tartottdk
elengedhetetlennek.

B. A benyujtott észrevételek osszefoglalasa

38. A kérdést elbterjeszté birdsag altal bemutatott harom opcié kozill H. Raimund az utolsét részesiti
elényben, azaz azt, hogy a védjegyet viszontkereset alapjan (vagy kozigazgatdsi Gton) jogerdsen tordlni
kell a védjegybitorlasi kereset érdemi elutasitdsa érdekében.

39. Az els6é opcid (amely alapjan a viszontkereset puszta elGterjesztése elegendé a 207/2009 rendelet
99. cikke (1) bekezdésének tiszteletben tartdsdhoz) elutasitasit H. Raimund arra alapitja, hogy ez nem
egyeztetheté Ossze e rendelkezés céljaval. Egyetért tehat a kérdést elSterjesztd birésaggal abban, hogy a
207/2009 rendelet rendszere — e rendelet 104. cikkére is tekintettel — el6nyben részesiti a
viszontkereseteket a védjegybitorldsi perekben benyujtott kifogasokkal szemben, amikor egy védjegy
torlésér6l van sz6. Ez az elényben részesités az el6bbiek tekintetében hozott itéletek erga ommes
jellegébdl ered, szemben az utébbiak tekintetében hozott itéletek puszta inter partes hatalyaval.

40. H. Raimund ugyancsak elképzelhetetlennek tartja, hogy az unids jogalkot6 beérné a viszontkereset

el6terjesztése dltal jelentett formalis aktussal. Ha ezt a 207/2009 rendelet 99. cikke (1) bekezdésének
teljesitéséhez elfogadnank, az kiiiresitené e rendelet 100. cikke (7) bekezdésének a tartalmat.
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41. Ami a masodik opciét illeti (egyidejli itéletekre van sziikség a védjegybitorlds és a viszontkereset
targyaban folyamatban 1évé eljarasban), azt H. Raimund azért zéarja ki, mert nem keriilheté el, hogy
egymasnak ellentmondé hatdrozatok sziilessenek, ahogyan azt az Oberster Gerichtshof (legfelsébb
birésédg) maga is elismerte az elézetes dontéshozatalra utalé hatarozatban. '

42. H. Raimund tehat a harmadik opciét tdmogatja (hogy a védjegybitorldsi kereset targyaban nem
hatdrozhatnak addig, amig nem sziiletik jogerds itélet a védjegy torlése irant elSterjesztett
viszontkereset tdrgydban folyamatban 1évé eljardasban), mivel az tiszteletben tartja a védjegy
érvénytelenségét viszontkereset alapjan megallapité itéletek erga ommes hatdlyat. Ezen értelmezés

érdekében pergazdasigossagi okokra hivatkozik.

43. M. Aigner a kérdést elGterjeszté birdsag altal bemutatott elsé véltozat mellett érvel. Véleményét a
207/2009 rendelet 99. cikkének (1) bekezdésére alapitja. Allaspontja szerint ez a rendelkezés csak azt
irja el6, hogy a viszontkereset el6 legyen terjesztve (elegendd, hogy ,vitassd tegyék” a védjegy
érvényességét), azonban nem sziikséges, hogy annak targyaban itéletet hozzanak, és még kevésbé az,
hogy az jogerds legyen.

44. Ezenkivil a 207/2009 rendelet 99. cikkének (3) bekezdése szerint a védjegyoltalomnak a jogosult
rosszhiszemiisége miatti érvénytelenségére alapitott kifogds elGterjeszthetd a védjegybitorldsi keresettel
szemben is, mivel az alperest megilleté valamely korabbi jog alapjan e védjegy ,torlésének van helye”,
anélkiil, hogy e rendelkezés jogerds, torlést megallapito itéletet emlitene.

45. M. Aigner hangsulyozza, hogy a 207/2009 rendelet 99. cikke hivatkozott (1) bekezdésének sem a
szovege, sem pedig a célja nem biztositja a védjegybitorlds (amely inter partes hatéllyal biré hatarozattal
zérul) és a védjegy torlése targydban folytatott eljardsokban (amely erga ommnes hatéllyal bird
hatdrozattal zarul) egymasnak ellentmondé hatdrozatok elkeriiléséhez fiz6d6 érdeket. A nemzeti jog
feladata, hogy megoldja ezt a problémadt, amelyet az uniés jogalkoté mir ismert és elfogadott, és
aminek ellenére a legutébbi 2015/2424 rendelet nem mddositotta a relevans rendelkezéseket.

46. Végiill, masodlagos jelleggel, arra az esetre, ha a Birésdag az dalldspontjaval nem értene egyet,
M. Aigner az elGzetes dontéshozatalra el6terjesztett masodik kérdésre azt a vélaszt javasolja, hogy a
védjegybitorldsi kereset elutasitisinak feltétele a védjegyoltalom érvénytelenségének viszontkereset
alapjan, legaldbb ezzel egyidében torténé megallapitisa, ami az eljarasok egyesitését teszi sziikségessé.
Ellenkezd esetben nem sziinne meg az ligy érdemében hozott egymasnak ellentmondé hatérozatok
keletkezésének veszélye.

14 Ez a birésag egy sor olyan helyzetet mutat be, amelyekben a védjegyoltalom érvénytelenségének viszontkereset alapjan torténé megallapitasat,
valamint a védjegybitorldsi kereset elutasitdsat kovetéen a késébbi jogorvoslati kérelmek (a felperes altal kizérolag a viszontkeresetnek helyt ad6
itélet ellen benyujtott kérelem vagy az alperes dltal csak a két itélet egyike ellen benyujtott kérelem) — amennyiben azoknak helyt adnak —
egymadssal Osszeegyeztethetetlen birésagi hatarozatokhoz vezethetnek.
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IV. Elemzés

A. Elozetes megjegyzések

47. A jelen jogvita sajitossigai megzavarhatjak azokat, akik egy olyan polgari eljarasrendhez vannak
szokva, amelyben a viszontkeresetet (és nem csak a védjegyjog Osszefiiggését) ugyanazon eljarasban,
valamint ugyanazon bir¢, illetve birdsag el6tt nydjtjak be, amely az eredeti kérelmet térgyalja, és amely
azokat egyidében, egyetlen itéletben birdlja el.'

48. Az a kovetkeztetés vonhaté le az elézetes dontéshozatalra utalé hatdrozatbol, hogy az osztrdk
polgari eljardsjog nem sziikségszertien koveti ezt a modellt, ami miatt agy vélem, hogy érdemes
néhany gondolatot szentelni ennek a kérdésnek, amely hozzdjarul a vitatott kérdések jobb
megértéséhez.

49. El6szor is az Oberster Gerichsthof (legfelsébb birdsag) megjegyzi, hogy az osztrak polgari
perrendtartds szerint ,[a] birésag [...] akkor is megvizsgalja (el6zetes kérdésként) a védjegybitorldsi
perben a valamely nemzeti védjegy torlésére iranyuld kifogast, ha az alperes nem terjesztett megfelel$
torlési kérelmet az osztrak szabadalmi és védjegyhivatal elé (a nemzeti védjegyek esetében nincs
el6irva a viszontkereset)”.'® Ugyanakkor elismeri, hogy nem ez a helyzet, ha eurdpai uniés védjegyekrol

van szo.

50. Mésodszor, amennyiben viszontkereset alatt altalaban az alperes &ltal egy olyan eljards soran
benyujtott ellenkérelmet kell érteni, amelyet a felperes inditott ugyanazon birdsdg el6tt,” M. Aigner
formai szempontbdl nem jart el tévesen azzal, hogy a jogvitiban ellenkérelmet nydjtott be, késébb
pedig elSterjesztette a viszontkeresetét az Ausztridban illetékes eurdpai uniés védjegybir6saghoz.'®

51. Harmadszor és mds szempontbdl figyelembe kell venni, hogy az alapiligyben eljaré birésig a
kérdéseit azon eléfeltevés alapjan terjeszti eld, hogy a védjegybitorldsi kereset a jelen esetben nem
utasithaté el a védjegybejelentd rosszhiszem(ségt6l eltér6 okok miatt (mint példaul az
OsszetéveszthetGség hidnya az egymdssal szembendll6 felek termékei kozott). Abbol indul ki — ezen
egyéb feltételek fenndlldsa esetén —, hogy nem feltétleniil sziikséges el6zetes jelleggel elbirdlni a
viszontkeresetet.

15 A viszontkereset nem mds, mint egy 6nall6, azonban ugyanazon eljarasban el6terjesztett kereset, amelyet az alperes nydjt be a felperessel
szemben, kihaszndlva utébbi cselekményét, amennyiben a két kereset targya kozott bizonyos kapcsoldddsi pontok vannak, és a birdsag
hataskorrel rendelkezik arra, hogy a két esetben egyetlen itélettel hatdrozzon. Egy adott jogvitdban az alperes meg tudja védeni magdt (azaz
kifogasokat tud benyujtani a felperes keresetével szemben) vagy viszontkereset Gtjan ellentdmaddst indithat (azaz megfogalmazhatja a felperes
szemben fenndll6 koveteléseit). Bar egyes jogrendek elismerik a ,viszontkereset utjan elGterjesztett kifogasokat”, illetve az implicit
viszontkereseteket (példaul a kovetelések kiegyenlitésével vagy a bizonyos jogiigyletek megsemmisitésével kapcsolatos viszontkeresetet), a jelen
el6zetes dontéshozatali tigy Osszefiiggésében nem sziikséges azokra hivatkozni.

16 Az el6zetes dontéshozatalra utalé hatdrozat 3.2 pontja. Nem tudom, hogy ez a korilmény osszefiigghet-e azzal, hogy M. Aigner a
viszontkeresetét csak kés6bb terjesztette eld, valamint azzal, hogy M. Aigner a rosszhiszemtségre érdemi kifogasként hivatkozik a H. Raimund
keresetével szemben benyujtott ellenkérelmében.

17 A viszontkereset céljaiként el szoktdk ismerni a pergazdasdgossagot és azon veszély elkeriilését, hogy egymdasnak ellentmondé itéletek
sziilessenek. Lasd: Okonska, A., Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europdischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, Mohr Siebeck kiado,
Tubinga, 2015., 269. és 270. o.

18 Nem vilagos, hogy ez utébbi miért nem egyesitette az eljarasokat annak érdekében, hogy azokrdl egyidében hatarozzon. Ténylegesen nem ugy
tlinik, hogy az éltaldnos gyakorlat az lenne, hogy a viszontkeresetet masik biréhoz vagy itélkezé testiilethez utaljdk: a 2009. janius 11-i
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli itélet (C-529/07, EU:C:2009:361), 3. és 4. pont, alapjaul szolgdlé jogvitdban a Handelsgericht Wien (bécsi
kereskedelmi bir6sag) ugyanazon itélkezd testiilete els6foku eurdpai uniés védjegybirdsigként az eurdpai unids védjegy bitorldsa tdrgyaban
elSterjesztett keresetet, valamint a viszontkeresetet egyarant elbirélta.
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B. Az elozetes dontéshozatalra eloterjesztett elsé kérdésrol

52. A 207/2009 rendelet 99. cikkének (1) bekezdése alapjan elutasithat6-e egy védjegybitorlasi kereset a
védjegybejelentd rosszhiszemiisége miatt, amennyiben az alperes (ugyanezen rosszhiszemiiség alapjan)
a védjegy torlésére iranyuld viszontkeresetet nyujtott be, és ezen viszontkereset tirgyaban jogerds
hatérozat még nem sziiletett? Osszefoglalva ezek a kérdést elSterjesztd birésag kezdeti kételyei.

53. Ugy vélem, hogy tdlsigosan leegyszer(isitett lenne pusztin a 207/2009 rendelet 99. cikke
(1) bekezdésének szovege alapjan valaszt adni. Az itélkezési gyakorlatban egyéb hivatkozasok hidnyiban
(mivel ha nem tévedek, ezt a rendelkezést a Birdsag ez iddig nem értelmezte) a valasznak az értelmezés
targyat képezd cikk, valamint az ugyanezen szabdlyozdsi kornyezethez tartozdé egyéb cikkek alapjat
képezé tényez6kbdl kell kiindulnia.

54. Ezen tényezdk kozill az elsé az eurdpai unids védjegyoltalom egységes jellege, amelynek jelentéségét
nem lehet figyelmen kiviil hagyni. A 207/2009 rendelet (3) preambulumbekezdése szerint e rendelet
célja az eurdpai uniés védjegyekre vonatkozéan olyan rendelkezések megalkotdsa, amelynek révén e
védjegyek egységes oltalmat szereznek oly moédon, hogy azok hatilya az Unid teriiletének egészére
kiterjed.

55. Ez a cél a 207/2009 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében jelenik meg, amelynek szovege szerint az
eurdpai unios védjegyoltalom egységes, és az Unid egész teriiletén azonos hatdllyal rendelkezik: csak az
Unié egésze tekintetében lajstromozhatd, ruhdzhaté at vagy lehet réla lemondani, illetve képezheti
megsziinést megallapit6 vagy torlést kimondo, illetve hasznalatit tilté hatérozat targyét. "

56. Ugyanezen rendelet (16) és (17) preambulumbekezdése hangsdlyozza az eurdpai unids
iparjogvédelmi jogcim egységes jellegét. E preambulumbekezdések értelmében az eurdpai unids
védjegyek érvényessége és bitorldsa targyaban hozott hatarozatoknak az Unid egész teriiletére kiterjedd
hatéllyal kell birniuk annak érdekében, hogy elkeriilheték legyenek a birésdgok, illetve a hivatal dltal
hozott hatdrozatok kozotti ellentmonddsok, amelyek sérthetik e védjegyek egységes jellegét. Masfeldl
kiemelik annak sziikségességét, hogy ugyanazon felek kozott azonos cselekmények tirgyaban az unids
védjegyoltalom és az azzal egyidejlileg fennall6 nemzeti védjegyoltalom alapjan indult perekben el kell
keriilni, hogy egymdsnak ellentmondd itéletek sziilessenek.™

57. A masodik relevans tényezd az érvémyesség vélelme, amely az eurdpai unids védjegyeket — a
lajstromozasra torténé bejelentésnek az EUIPO altal elvégzett vizsgalatit kovetéen — megilleti. A
jogszeriiség elvének tiszteletben tartdsa e védjegyek teljes érvényesiilésének elismerését jelenti (mivel
azok lajstromozdsa egy unids szervt6l szdrmazé aktus), amennyiben azok érvénytelenségét nem
allapitotta meg egy ellenkez6 értelmii masik, hatdskorrel rendelkezé szerv dltal kibocsatott, jogerdre
emelkedett aktus.”

58. Az ezen vélelemre vonatkoz6 szabalyozasi keret ugyancsak a 207/2009 rendelet 99. cikkének
(1) bekezdésében taldlhatd, amely valamennyi érdekeltet — a nemzeti birdésiagokat is ideértve — arra
szolitja fel, hogy az eurdpai uniés védjegyeket {6 szabdly szerint érvényesnek tekintsék.

19 2011. aprilis 12-i DHL Express France itélet (C-235/09, EU:C:2011:238), 40. és 41. pont.
20 Uo., 42. pont.

21 Lasd ebben az értelemben: 1979. februar 13-i Granaria itélet (101/78, EU:C:1979:38), 5. pont; 2016. janudr 28-i Editions Odile Jacob kontra
Bizottsag itélet (C-514/14 P, EU:C:2016:55), 40. pont.
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59. Az ezen érvényesség vitatdsira vonatkozé mechanizmusok ugyanezen jogszabalyszoveg
52. cikkének (1) bekezdésében taldlhatéak, és két lehetdségre korlatozodnak: a) valamely fél dltal
kezdeményezett kozigazgatési eljaras az EUIPO el6tt™ és b) a védjegybitorldsi keresettel szemben
benytjtott viszontkereset, azaz a birdi ut az eurdpai unids védjegybirdsagként eljaré6 nemzeti birésagok
elott.

60. Ezen egyiittesen értelmezett rendelkezésekbdl az kovetkezik, hogy az eurdpai unids
védjegybirosagok hivatalbél nem vizsgalhatjdk a védjegyoltalom érvénytelenségét, valamint hogy az
eléttiilk folyamatban 1évé jogvitdkban az alperes feladata, hogy viszontkereset utjan kezdeményezze
azon védjegy torlését,” amellyel kapcsolatban az alapeljirasban védjegybitorlds tdrgyaban nyujtottak be
keresetet vele szemben.*

61. A 207/2009 rendelet 99. cikkének (3) bekezdése ugyanakkor megengedi, hogy a védjegybitorlasi per
alperese® a védjegyoltalom érvénytelenségére alapitott kifogast terjesszen el8 anélkil, hogy
viszontkeresetet kellene benyujtania, azonban csak akkor, ha a széban forgé megjel6lésen fenndll6
sajat kordbbi jogara hivatkozik.”® A jelen ligyben nem ez a helyzet.

62. A 207/2009 rendeletnek az e rendelet 99. cikke (1) és (3) bekezdésével, valamint a 100. cikke
(1) bekezdésével egyiittesen értelmezett 52. cikke (1) bekezdésének és az 53. cikke (1) bekezdésének
olvasata alapjan egy eurdpai uniés védjegy torlését biréi tton csak viszontkeresettel lehet
kezdeményezni. Ezen viszontkeresetnek az e rendelet emlitett 52. cikkében (feltétlen torlési ok) és
53. cikkében (viszonylagos torlési ok) felsorolt valamely okon vagy okokon kell alapulnia. Az e szabdly
aldli egyetlen, a 99. cikk (3) bekezdésében taldlhaté kivétel, amire mar kordbban hivatkoztam, a jelen
esetben nem alkalmazandé.

63. Az unids jogalkotd e valasztdsa Osszhangban dll a védjegyoltalom egységes jellegével, és azzal a
céllal, hogy az EUIPO-ndl lajstromoztatott ugyanazon megkiilonboztetéd megjeloléssel kapcsolatban ne
hozzanak egymasnak ellentmondd itéleteket.

64. Az eurdpai uniés védjegyek bitorldsa targyaban folytatott eljardsokban hozott itéletek inter partes
hatalytak, mivel jogerére emelkedésiik esetén az itélt dolog hatdlya csak azok a felekre vonatkozik,
akik részt vettek a vonatkozé eljarasban. Ugyanakkor azok az itéletek, amelyekben a védjegyet a
viszontkeresetnek helyt adva torlik, erga ommnes hatdlytak. Ennélfogva a 207/2009 rendelet 100. cikke
(6) bekezdése alapjan az EUIPO-nak a (hatdlyon kiviill helyezd) ,itéletre vonatkozé” bejegyzést
rogzitenie kell a lajstromban, amely visszahato, azaz ex tunc hatallyal bir.”

22 A hivatal altal hozott, a torlés iranti kérelemnek helyt adé vagy azt elutasité hatdrozattal szemben a hivatal fellebbezési tanacsahoz kell fordulni;
e tandcs dontései megtdmadhatdk a Torvényszék el6tt, amelynek itéleteit a Birdsag hatdlyon kivill helyezheti. Ugyanakkor az érvénytelenség
megiéllapitdsa tulajdonképpen kozigazgatdsi tton torténik, mivel a legutolsé (unids) birdsagi feliilvizsgalat e megéllapitds jogszer(iségének
vizsgalatara szoritkozik. Az érvénytelenség bir6i uton csak akkor vizsgalhatd, ha jogorvoslati kérelmet nydjtanak be a torlés iranti kérelem
elutasitdsaval szemben, és e kérelemnek valamely unids birésag helyt ad.

23 Az alperes a viszontkereseti kovetelésének alapjaként a védjegyoltalom megsziinésére is hivatkozhat. Erre a jogvita targyatdl tavol 4ll6 esetre nem
fogok utalni.

24 Kozigazgatasi uton az EUIPO-nak sincs lehetsége arra, hogy hivatalbdl vizsgdlja az érvénytelenséget. A 207/2009 rendelet 56. cikkének
(1) bekezdése szerint a védjegyjogosultakkal versenyhelyzetben 1évé gazdasdgi szereplSkre van bizva — ahogyan azt az egyik el6dom nevezte — a
lajstrom megtisztitdsa, mig a hivatalnak teljes mértékben semlegesnek kell maradnia. Lasd ebben a tekintetben: Ruiz-Jarabo Colomer
f6étandcsnok Silberquelle-iigyre (C-495/07, EU:C:2008:633) vonatkozé inditvanya, 46. pont. Bar ebben az iigyben az oltalom megsz(inésérél volt
sz0, ez a gondolatmenet alkalmazhaté a torlésre is.

25 Kozvetlen hivatkozassal ugyanezen rendelet 96. cikkének a) pontjara.

26 A 2015/2424 rendelettel bevezetett reform eltorolte ezt a lehetséget, majd miatta kétségek meriiltek fel annak az els6bbség elvével valo
Osszeegyeztethetdsége miatt, mivel a korabbi jog jogosultjdval szemben el8irta, hogy a kés6bbi megjelolés érvénytelenségét allapittassa meg
ahhoz, hogy azzal szemben eredményesen lépjen fel. A 207/2009 rendelet 9. cikke Gj megfogalmazasanak el kellene oszlatnia ezeket a
kétségeket. Lasd: Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade
Mark System, Minchen, 2011, 108. o.

27 Ugyanezen rendelet 55. cikkének (2) bekezdése szerint és azon kialakult jogi helyzetek tiszteletben tartdsanak sérelme nélkil, amelyeket a
(3) bekezdés emlit.
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65. Amennyiben elfogadjuk, hogy az alperesek, akikkel szemben védjegybitorlasi keresetet inditanak,
mindossze kifogasként hivatkozhatnak a védjeggyel kapcsolatban fenndllé (feltétlen vagy viszonylagos)
torlési okokra, fenndllhat annak veszélye, hogy a védjegyjogosult dltal kiillonbozé birdsagok el6tt
inditott hasonlé keresetek alapjan egyes esetekben a védjegy érvénytelenségét allapitjdk meg, mas
esetekben pedig ezzel ellentétes dontés sziiletik. Figyelembe kell venni, hogy a 207/2009 rendelet
97. cikkének (5) bekezdése alapjan a védjegybitorldsi kereset benyujtasakor a jogosult szamdira az
alperes lakohelye szerinti bir6sag alternativdjaként a forum delicti commissi éll rendelkezésre.*

66. Az unids jogalkot6 tehat azt kivanta elérni, hogy a védjegyek e tipusanak érvényességét nemzeti
birésagi tton csak viszontkeresettel lehessen vitatni. Ezzel egy idében egy biztonsdgi mechanizmust
hozott létre annak érdekében, hogy szembenézzen azzal, ha esetleg tobb keresetet — védjegybitorlasi és
viszontkeresetet egyarant — nyujtanak be: [bevezette] az itélethozatal felfiiggesztését a 207/2009
rendelet 104. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint.

67. Ezzel 0Osszefliggésben nem lehet helyt adni a 207/2009 rendelet 99. cikke (1) bekezdésének
M. Aigner altal javasolt értelmezésnek. M. Aigner szerint a védjegyoltalom érvénytelenségére
vonatkoz6 kifogasnak a védjegybitorlas tdrgyaban folyamatban 1évé eljaras soran helyt lehet adni,
amennyiben a viszontkeresetet el6terjesztették (azonban még nem biréltik el).

68. Ahogyan azt a kérdést elGterjesztd birdsag helyesen dllitja, ez a megoldds nem egyeztethet$ Ossze a
rendelkezés céljadval. Nem lenne érthetd, hogy az uniés jogalkoté abban az esetben, ha két
védjegybirdsag kozott perfiiggdség dll fenn, miért irja elé a hatdrozathozatal felfiiggesztését az azonos
targyban ellentétes itéletek hozatalanak elkeriilésének modjaként, és hogy miért nem irja el6 ezt a
kotelezettséget, ha a védjegybitorlasi kereset és a viszontkereset elbirdldsa ugyanahhoz az eurépai

s

unios védjegybirdsighoz tartozik (bar utébbi két eltérd birdi tandcs tjan jar el).

69. Kétségtelen, hogy az eljarasi autonémidjuk alapjan® az egyes tagéllamok feladata meghatdrozni az
eurépai unids védjegybirdsigaik szervezetét, valamint rogziteni azok eljardsi szabdlyait a 207/2009
rendeletben foglalt szabdlyok tiszteletben tartisa mellett. Ugyanakkor az eurdpai unids
védjegybirosagként eljar6 nemzeti birdsigok kozott a hatdskorok datruhdzasanak rendszere (és
ugyanebben az értelemben az tigyeknek a kiillonb6z6 birdi tandcsokkal rendelkezd birésagok kozotti
megosztdsanak rendszere) nem veszélyeztetheti az annak megel6zésére iranyuld célt, hogy ugyanazon
védjeggyel kapcsolatban egymasnak ellentmondé itéletek sziilessenek.

70. Az eurdpai uniés védjegyek birdsig el6tt torténd vitatasanak rendszere kiilonbozik az érdemi
védekezések (kifogdsok) és a viszontkeresetek esetében. Az az egyetlen lehetdség, hogy az alperes a
védjegyoltalom érvénytelenségére alapitott kifogassal éljen egy védjegybitorldsi keresettel szemben,
akkor 4ll fenn, ha ennek az alperesnek ezen a megjelolésen egy kordbbi joga éll fenn (a 207/2009
rendelet 99. cikkének az elébbiekben hivatkozott (3) bekezdése).*

28 Ezekben az esetekben a 98. cikk (2) bekezdése az eurdpai unids védjegybirosagok itélkezési hataskorét az azon tagallam teriiletén bekovetkezett
eseményekre korlatozza, amelyekben e birdsigok székhelye taldlhaté. Bar ez a rendelkezés nem igazdn &ll Osszhangban az eurdpai uniés
védjegyoltalom egységességének elvével, megprobilja elkeriilni a mindig is nemkivanatos forum shoppingot. Lasd: Sosnitza, O., ,Der Grundsatz
der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke — Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 — C-235/09 —
DHL/Chronopost”, GRUR, 2011, 468. o.

29 Lasd tobbek kozott: 2003. szeptember 11-i Safalero itélet (C-13/01, EU:C:2003:447), 49. pont; 2003. oktéber 2-i Weber’s Wine World és tdrsai
(C-147/01, EU:C:2003:533), 103. pont; 2004. janudr 7-i Wells itélet (C-201/02, EU:C:2004:12), 67. pont; 2007. mércius 13-i Unibet itélet
(C-432/05, EU:C:2007:163), 43. pont.

30 Ezt a kovetkeztetést erdsiti Huet, A., ,La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaitre de sa
validité et de sa contrefagon [Réglement (CE) n.° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993]”, Journal du Droit International, 3. sz., 1994. 630. o.
és Gallego Sénchez, F., ,Articulo 96 — Demanda de reconvencion”, en Casado Cervifio, A. és Llobregat Hurtado, M. L. (kiadd), Comentarios a
los reglamentos sobre la marca comunitaria, La Ley, Madrid, 2000, 874. o.
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71. Ezen feltevésen kiviil, annak a személynek, akivel szemben egy eurdpai unioés védjegy bitorldsa
targydban keresetet nydjtottak be, és fenntartja, hogy ez utdbbi védjegyoltalom érvénytelen,
viszontkeresettel kell fellépnie. Az ily mddon elbterjesztett, torlés irdnti kérelem sziikségszeriien
eldzetessé vélik a védjegybitorlasi keresethez képest, mivel a védjegyoltalom érvényességének vélelme
kérdgjelez6dik meg. Annak elemzése el6tt, hogy a védjegyhez kapcsolédd jogok sériiltek-e, elGzetes
sine qua non kérdésként a megkiilonbozteté megjelolés érvényességének fennallasardl kell donteni, és
az alperes pontosan ezt vonta kétségbe a viszontkeresetével.

72. Hidnyozna az eljarasi logika, ha a védjegybitorldsi keresetet anélkiil utasitandk el, hogy eloszlatnak a
védjegyoltalom érvénytelenségével kapcsolatos, a viszontkeresetben bemutatott kétségeket. E logika
hidnya pedig akkor is fennall, ha a jogvitakat kiillonb6z6 eurdpai uniés védjegybirésagok biraljak el,
illetve ha azok tekintetében egyetlen birdsig jar el (a jelen esetben a Handelsgericht Wien, a bécsi
kereskedelmi birésag) kiillonb6zé birdi tandcsok utjan, amelyek kilon dontenek ezekben az
eljarasokban.

73. Az el6zetes dontéshozatalra elGterjesztett elsé kérdésre tehat azt a valaszt kell adni, hogy a
207/2009 rendelet 99. cikkének (1) bekezdését ugy kell értelmezni, hogy egy olyan viszontkereset
benyujtisa esetén, amelyben az eurdpai uniés védjegy torlését kérik a védjegy jogosultjanak a
védjegybejelentéskor fenndllé rosszhiszemisége alapjan, a védjegybitorlds targyaban el6terjesztett
eredeti kérelem elbirdlasara hatdskorrel rendelkezé birdsag nem fogadhatja el ezt a kifogas utjan
el6terjesztett torlési okot mindaddig, amig a viszontkereset targyaban nem hoztak hatarozatot.

C. Az elozetes dontéshozatalra eloterjesztett masodik kérdésrol

74. Az Oberster Gerichtshof (legfelsébb birdsag) altal elézetes dontéshozatalra elGterjesztett masodik
kérdés akkor mertil fel, ha az els6 kérdésre adott vilasz nemleges, ahogyan azt javaslom.

75. A kérdést elGterjesztd birdsidg kétsége azon az eléfeltevésen alapul, hogy a mar bemutatott
korilmények kozott az eurdpai unids védjegybirdsiagnak meg kell varnia a viszontkereset targyaban
valé hatdrozatot ahhoz, hogy a védjegybitorlds targyaban hatdrozzon. Ugyanakkor elegendé-e az ilyen
hatarozathozatal vagy sziikség van arra is, hogy az jogerére emelkedjen?

76. Amennyiben a viszontkereset tirgydban az alperes javdra dontenek (azaz ha megallapitjdk a
megkiillonboztetd megjeldlés érvénytelenségét), a védjegybirdsdg a nemzeti joganak megfeleléen® a
bitorldsi keresetet elutasithatja vagy azt okafogyottd nyilvanithatja, mivel nem lehetséges egy olyan
védjegy bitorldsa, amelynek a lajstromozasb6l szdrmazé oltalma ex tunc hatallyal megszint.

77. A védjegybitorlds targyaban folytatott eljarasban torténé hatarozathozatalnak az azt megel6z&en a
viszontkereset targyaban torténd hatarozathozatalig torténd felfiiggesztésével a hataskorrel rendelkezé
birdsig teljesiti az egymdsnak ellentmondé itéletek elkeriilésére irdnyulé célt, amely itéletek
veszélyeztetnék az eurdpai unids védjegyoltalom egységességét.

78. Az Oberster Gerichtshof (legfelsébb birésag) ugyanakkor attél tart, hogy a feleknek a
védjegybitorlds, illetve a viszontkereset targyaban folytatott eljarasok soran tanusitott eljarasjogi
magatartasa is aldashatja az egyidejd itéletek altal megvaldsitott 6sszhangot, példdul azzal, hogy csak az
egyik kereset tdrgyédban fellebbeznek a magasabb foku birdség elétt.*

31 A 207/2009 rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerint ,|[...] az [eurdpai unids] védjegy bitorlasara — a X. cim rendelkezéseivel 6sszhangban — a
nemzeti jogszabédlyoknak a nemzeti védjegy bitorldsara irdnyadd rendelkezéseit kell alkalmazni”.

32 Tovébbi részletekért lasd a jelen inditvany 14. ldbjegyzetét.
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79. Ebben az Osszefiiggésben az a kérdés meriil fel, hogy éppen az esetleges ellentmondas kizarasa
érdekében el6 kell-e irni az els6foka birdsag szamadra, hogy ne hozzon hatdrozatot a védjegybitorlassal
kapcsolatos jogvitdban mindaddig, amig a viszontkeresetnek helyt adé itélet nem emelkedik jogerdre.

80. Véleményem szerint a 207/2009 rendelet nem tartalmaz erre vonatkozéan egyértelmi szabalyt,
amelynek értelmében a hatdskorrel rendelkezé birdsiagnak meg kellene varnia a viszontkereseti
kovetelésnek helyt ad6 itélet jogerére emelkedését. Olyan szabdlyt sem tartalmaz, amely ezt kizérja.

81. A 207/2009 rendelet azon cikkei koziil, amelyek kifejezetten utalnak a birésagi hatarozat ,jogerdre
emelkedésére”,*” az 56. cikk (3) bekezdése ezt azzal kapcsolja 6ssze, hogy ugyanazon felek kozott
ugyanazon kérdésben és jogalapon benyujtott kérelem targyaban a tagallamok valamelyikének birdséga
kordbban madr jogerds itéletet hozott (azaz az itélet megtdmadhatatlan, ellene nincs jogorvoslati

lehetdség). >

82. Ugyanakkor ezek a rendelkezések semmilyen dtmutatast nem adnak azzal kapcsolatban, hogy mi
lesz a vonatkozd jogvitikban hozott birésigi hatarozatok sorsa, amig nem emelkednek az emlitett
jogerdre. A szabdlyozas hidnyanak e magyardzata valdszintileg abban rejlik, hogy a 207/2009 rendelet
az itéletek jogerére emelkedésével a hivatal (EUIPO) és az eurdpai unids védjegybirésagok hatarozatai
kozotti 6sszhang szempontjabél foglalkozik. Erdemes ennél a szempontnal réviden elidézni.

83. Az eurdpai unids védjegyek lajstromozasi eljarasatol eltéréen, amely a 207/2009 rendelet
rendszerében az EUIPO kizdrdlagos — a nemzeti birésdg valamennyi hatdrozata szdmara
ittorhetetlen — feladataként keriilt meghatdrozdsra,” a valamely eurépai uniés védjegy
érvénytelenségének megallapitisira vonatkoz6é hatdskor meg van osztva az eurdpai unids
védjegybirdsagként eljaré nemzeti birésagok és a hivatal kozott.

84. Mindazonaltal ezt a hataskort alternativ és kizarélagos moédon kell gyakorolni, azaz e két szerv
koziil* (mivel sz6 van egy eurdpai unids védjegybirdsagrél, amely elétt a viszontkeresetet benyujtottak,
illetve az EUIPO-r6l, amennyiben el6tte torlésre iranyuld kérelmet nydjtottak be) csak a jogvitaban
eljar6 els6 szerv hatdrozhat az iparjogvédelmi jogcim érvényességérél. Az egymadasnak ellentmondé
hatarozatok elkeriilése céljabol a masik szervnek a 207/2009 rendelet 104. cikke értelmében fel kell
fiiggesztenie az eljarast mindaddig, amig az els6 eljarasban hatdrozatot nem hoznak.

85. Marpedig ez a felfiiggesztés® és az eurdpai uniés védjegybirésigként eljaré nemzeti birésig azon
kotelezettsége (ugyanezen rendelet 100. cikkének (6) bekezdése), hogy az itéletét az EUIPO-val kozolje,
amikor az ezen védjegyek valamelyikének torlése irant viszontkereset utjan elGterjesztett kérelemnek
helyt ad6 itélet jogerére emelkedett, azon mechanizmusokat jelentik, amelyekkel a jogalkotd
biztositani kivdnja a torléssel kapcsolatos hatdrozatok Osszhangjat, valamint az eurdpai unids
védjegylajstrom és az abban foglalt megjel6lések valodisaga kozotti 6sszhangot.

33 Az 55. cikk (3) bekezdésének a) pontja; az 56. cikk (3) bekezdése; a 84. cikk (3) bekezdése; a 100. cikk (6) bekezdése és a 112. cikk (6) bekezdése.

34 A 207/2009 rendelet 100. cikkének (2) bekezdése ugyanezen hatalyt (azonban anélkiil, hogy a szerv kozigazgatisi jellegébdl adoddan ,jogerds
itélettel [torténd] érdemli] elbirdl[dst] emlitene”) kiterjeszti az EUIPO ,jogerds” hatdrozataira, amelyek ,ugyanazon felek kozott ugyanazon
kérdésben és jogalapon benyujtott kérelem [sic] targydban [...] kordbban jogerésen dontott[ek]”.

35 2016. julius 21-i Apple and Pear Australia Ltd és Star Fruits Diffusion kontra EUIPO (Pink Lady) itélet (C-226/15 P, EU:C:2016:582), 50. pont.

36 A 207/2009 rendelet 100. cikkének (7) bekezdésében el6irt azon lehetség kivételével, hogy a nemzeti védjegybirdsig felfiiggeszti a
viszontkereset targyaldsat és a torléssel kapcsolatos hatdrozathozatalt a felek egyikének kérelmére az EUIPO-hoz utalhatja.

37 A 207/2009 rendelet 100. cikke (4) bekezdésének a 2015/2424 rendelet szerinti (ij megfogalmazasa azt az eurdpai unids védjegybirdsagot, amely
el6tt torlés iranti viszontkeresetet nyujtottak be, arra kotelezi, hogy az EUIPO torlési kérelemrdl hozott hatdrozatdnak jogerdre emelkedéséig a
104. cikk (1) bekezdésével osszhangban fiiggessze fel az eljarast.
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86. Amennyiben ugyannak a birdsagnak kell kiilonb6z6 idépontokban a védjegybitorlasi kereset,
valamint az ezen megkiilonboztetd megjelolés torlésére iranyuld viszontkereset targyaban hatdrozatot
hoznia, a viszontkereset targyaban hozott sajat hatdrozatival val6 0sszhang megakaddlyozza, hogy a
védjegybitorlds targydban hozott hatdrozat az el6bbivel ellentmondasban alljon. Ugyanakkor nem
laitom okat annak, hogy a 207/2009 rendelet értelmében el6irjuk szaméra, hogy a (masodik)
hatarozathozatalt felfiiggessze annak érdekében, hogy a jogvitdval kapcsolatban a magasabb foka
birésagok el6tti esetleges tovabbi eljarasokat figyelembe vegye.

87. Az eurdpai uniés védjegybirésagnak azon kotelezettsége alapjan, amelyre az el6zetes
dontéshozatalra el6terjesztett elsé kérdéssel kapcsolatos elemzésemben hivatkoztam, meg kell varnia a
viszontkereset eredményét ahhoz, hogy a védjegybitorlasi kereset targydban (azzal egyidében vagy azt
kovetéen — ahogyan azt a belsé eljarasi szabalyok lehet6vé teszik) hatdrozzon. Miutdn az elsé kereset
targyaban hatdrozatot hoztak, nem hiszem, hogy ennek a kotelezettségnek feltétleniil a felek eljarasi
stratégiditol kell fiiggnie, amelyek tobbé-kevésbé attdl fliggnek, hogy a késdbbi keresetek mennyiben
lesznek sikeresek.

88. Egyetértek az Oberster Gerichtshoffal (legfelsébb birésag) abban, hogy a védjegybitorlas targyaban
folytatott eljards sordn torténdé hatdrozathozatalnak a feleknek a viszontkeresetnek helyt ad¢6 itélettel
szemben benytjtott késébbi fellebbezésekkel kapcsolatos magatartasaval valé Osszekapcsoldsa minden
bizonnyal jelentds késedelmet eredményezne a védjegybitorlds targydban torténé hatdarozathozatalban.
Az ugyanazon védjeggyel kapcsolatban hozott eltérd itéletek megel6zésére iranyuld cél mar teljesiilt
azzal, hogy elsébbséget élvez a viszontkeresettel kapcsolatos hatdrozathozatal, amelynek eredményétél

a védjegybitorlasi kereset elbirdldsa fligg.

89. Mivel a két jogvita felei azonosak — bar egymadssal szembenall eljarasi helyzetben vannak —, a
védelem szempontjabdl azonos eszkozokkel rendelkeznek és szamolniuk kell a sajat cselekedeteik
kovetkezményeivel. Egymast kovetd fellebbezéseivel kétségteleniil barmelyik fél késleltetheti az
els6foku itéletek jogerére emelkedését, ez az eshetéség azonban nem élvezhet elényt a birénak az
el6tte folyamatban 1évé jogvitaban valé hatdrozathozatallal kapcsolatos kotelezettségével szemben.

90. A fenti megallapitdsok alapjan pontositani kivinom, hogy bar a 207/2009 rendelet nem irja el6 a
védjegybitorlasi kereset targyaban eljaré birdsdg szamadra, hogy varja meg a viszontkereset tirgyaban
hozott hatdrozat jogerére emelkedését, ugyanakkor semmilyen olyan rendelkezést nem latok ebben a
jogszabdlyszovegben, amely egy ilyen elhalasztasnak akadalyat képezné. A tagallamok legfelsé6bb
birésagainak értelmezése szerint az erre vonatkozé uniés jogszabalyok hidnyaban az egyes tagallamok
eljarasi szabadlyai valaszthatjak az egyik vagy a masik megoldast.

91. El6fordulhat, hogy a viszontkereset targydban hozott hatdrozatot nem vitatjdk, amely esetben az e
hatdrozatot hozd birésag feladata, hogy a jogerds itéletérél tdjékoztassa az EUIPO-t. Mivel a
keresetinditasi hatdrid6 nem hosszabbodik meg tulzottan, semmiféle akaddlyat nem latom annak, hogy
a nemzeti birésag a védjegybitorldsi kereset targyaban torténé hatdrozathozatal el6tt megvarja, hogy a
viszontkereset targydban hozott itélet jogerére emelkedjen. Amennyiben viszont ez utébbit vitatjak, e
birésdgnak mérlegelnie kell a védjegybitorlas targyaban folytatott eljards sajatossdgait®, és azt, hogy ezt
az eljarast fel kell-e fiiggeszteni a viszontkereset targyaban hozott itélet jogerére emelkedéséig.

38 Osszehasonlitasképpen meg kell jegyezni, hogy a 207/2009 rendelet 104. cikkének (1) bekezdése szerinti felfiiggesztésre vonatkozé kitelezettség
nem abszolut jellegli, mivel az attdl fiigg, hogy vannak-e az eljaras folytatasanak kiilonleges okai.
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92. A fenti megallapitdsokra tekintettel Ugy vélem, hogy az elGzetes dontéshozatalra el6terjesztett
maésodik kérdésre azt a vélaszt kell adni, hogy az eurdpai unids védjegybirdsig elutasithatja a
védjegybitorldsi keresetet a kérelmezdnek a védjegybejelentéskor fenndallé rosszhiszemisége alapjan, ha
legaldbb ezzel egyidejlileg helyt ad az e védjegy torlése irant azonos okbdl elSterjesztett
viszontkeresetnek. Az uniés jog a védjegybitorlasi kereset tigyében torténd itélethozatal érdekében
nem kotelezi e birésagot arra, hogy megvarja a viszontkereset {ligyében hozott itélet jogerdre
emelkedését, de akaddlyat sem képezi annak, hogy ezt megtegye.

V. Végkovetkeztetések

93. A fentiekben kifejtettek alapjan azt javaslom, hogy a Birésag az Oberster Gerichtshof (legfelsébb
birésag, Ausztria) altal el6zetes dontéshozatalra elSterjesztett kérdésekre a kovetkezd valaszt adja:

»1) Az eurdpai unios védjegyrdl sz6lo, 2009. februdr 26-i 207/2009 rendelet 99. cikkének (1) bekezdését
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ugy kell értelmezni, hogy egy olyan viszontkereset benyujtisa esetén, amelyben az eurdpai unids
védjegy torlését kérik a védjegy jogosultjanak a védjegybejelentéskor fenndllé rosszhiszemtsége
alapjan, a védjegybitorlds targydban elGterjesztett eredeti kérelmet elbirdlé birésig nem fogadhatja
el ezt a kifogds tatjan elGterjesztett torlési okot mindaddig, amig a viszontkereset tirgydban nem
hoztak hatarozatot.

Az eurdpai uniés védjegybirdsag elutasithatja a védjegybitorlasi keresetet a kérelmezének a
védjegybejelentéskor fenndlld rosszhiszemiisége alapjan, ha legalabb ezzel egyidejiileg helyt ad az e
védjegy torlése irant azonos okbdl elGterjesztett viszontkeresetnek. A védjegybitorlasi kereset
tigyében torténd itélethozatal érdekében az unids jog nem kotelezi e birésigot arra, hogy megvarja
a viszontkereset tigyében hozott itélet jogerére emelkedését, de akadalyat sem képezi annak, hogy

ezt megtegye.”
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